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zurückzustellen, bis gewahrbare Ansprüche vorliegen. 
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ENTSCIIEIDUNG 

der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 
vom 17. April 1989 

Beschwerdeführer: 	Uhde CmbH 
Friedrich-1Jhde-Stra1e 15, Postfach 262 
D-4600 Dortmund 1 (DE) 

Vertreter: 	 Patentanwãlte Meinke und Dabringhaus 
Dipl. -Ing. J. Meinke, Dipi. -Ing. W. Dabringhaus 
Westenheliweg 67 
D-4600 Dortmund 1 (DE) 

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prufungsabteilung 031 des 
Europaischen Patentamts vom 27. Juni 1988, mit der 
die europaische Patentanmeldung Nr. 85 100 682.5 
aufgrund des Artikels 97(1) EPU zuruckgewiesen 
worden ist. 

Zusammensetzung der Kanimer: 

Vorsitzender: K. Lederer 
Mitglieder: 	J. Roscoe 

C. . Payraudeau 
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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdeführerin 1st Anmelderin der europàischen 
Patentanmeldung 85 100 682.5 (Veräffentlichungsnummer 
0 163 001). 

In.einein Bescheid der Prüfungsabteilung 031 des Euro-
pàischen Patentaints voin 9. Juli 1987 wurde die Einheit-
lichkeit un Sinne von Art. 82 EPU des Gegenstandes dieser 
Annieldung beanstandet. 

Ihrer am 5. November 1987 eingereichten Erwiderung auf 
diesen Bescheid hat die Beschwerdeführerin einen neuen 
Satz von Ansprüchen beigelegt, die der weiteren Prüfung 
zugrunde1t 
damit kein Verzicht auf weitere Ansprüche ausgedrückt 
werden solle. Sie beantragte, eine eventuelle Ausschei-
dung, insbesondere der inhalte der ursprünglichen 
Ansprüche 9 bis 12, zurückzustellen, bis Gewàhrbarkeit 
über die anhiegenden oder vergleichbare Ansprüche erzielt 
sei. Eine geänderte Beschreibung wurde nicht eingereicht. 

Die europàische Annieldung wurde am 27. Juni 1988 von der 
Prüfungsabteilung zurückgewiesen, mit der Begründung daB 
die ursprünghiche Patentanmeldung, insbesondere deren 
Patentansprüche 1 bis 12 das Erfordernis der Einheithich-
keit der Erfindung un Sinne von Art. 82 EPU nicht erfülle. 
In Bezug auf die am 5. November 1987 neu eingereichten 
Patentansprüche wurde von der Prufungsabteilung festge-
stelit, daB durch die bloBe Vorlage von neuen Patentan-
sprüchen - ungeachtet ob diese einheithich sind oder nicht 
- eine uneinheitliche Patentanmeldung grundsàtzhich nicht 
vereinhejtlicht werden kónne. Die Einheithichkeit einer 
Anineldung könne nämuich nur durch eine vorbehaltiose aus-
drückliche Beschränkung hergestehit werden, und zwar ent- 
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weder in Form eines Verzichts oder durch Ausscheidung 

(Teilung). 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin Be-

schwerde eingelegt. 

In ihrer Beschwerdebegründung wies die Beschwerdeführerin 

darauf hin, daB es neben einem Verzicht oder einer Aus-

scheidung auch die Moglichkeit gebe, die Einheitlichkeit 

einer Patentanineldung durch entsprechende sprachliche 

Anpassung der Anspruchsformulierung oder dergleichen 

herzustellen, insbesondere wenn und soweit die Anmelderin 

der Auffassung sei, daB die Anmeldung einen einheitlichen 

Gegenstand bzw. eine einheitliche Erfindung betreffe, auch 

wenn dies maglicherweise die Ansprüche vorab nicht sofort 

erkennen lieBen. Gleichzeitig reichte sie einen neuen Satz 

von Patentansprüchen 1 bis 8 em, die dem weiteren Ver-

fahren zugrundegelegt werden soilten und die nach ihrer 

Auffassung einen einheitlichen Gegenstand oder eine em-

heitliche Erfindung umfaSten. 

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Ent-

scheidung aufzuheben, und die Anmeldung zur weiteren 

Behandlung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Obwohl dies in der Zuruckweisungsentscheidung der 

Prufungsabteilung nicht ausdrücklich angegeben wurde, 

stützte sich diese Entscheidung auf die Anwendung von 

Regel 25 (1) b) EPU in ihrer damals gültigen Fassung, 

wonach eine europàische Teilarnueldung innerhaib von zwei 

S 
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Monaten nach der auf Aufforderung durch die Prufungsab-
teilung erfolgten "Beschrànkung" der früheren europäischen 
Patentannieldung, wenn diese nicht Art. 82 EPU entspricht, 
einzureichen ist (vgl. Punkt 4 des Bescheids der Prüfungs-
abteilung voin 9. Juli 1987), sowie auf die entsprechende 
Anweisung in den Richtlinien für die Prüfung im 
Europäischen Patentajut, Teil C, Kapitel VI, 9.2, 
2. Absatz. Letztere lautet: 

"Wird innerhaib der festgesetzten Frist keine Beschränkung 
auf eine einzige Erfindung vorgenonunen oder ist die Be-
schrãnkung nicht eindeutig oder nicht vorbehaitios, so 
weist die Prüfungsabteiiung die Anmeldung in der Regel 
zurück". 

Die Regel 25 (1) EPU ist jedoch mit Wirkung vom 
1. Oktober 1988 durch BeschiuB des Verwaitungsrats der 
Europaischen Patentorganisation vomn 10. Juni 1988 abge-
àndert worden. In ihrer nunmehr geltenden Fassung lautet 
sie wie folgt: 

"(1) Der Anmuelder kann bis zu dem Zeitpunkt, zu denm er 
gem&B Regel 51 Abs. 4 sein Einverstãndnis mit der Fassung 
erkiärt, in der das europàische Patent erteilt werden 
soil, eine Teilanlueldung zu der anhängigen früheren euro-
pàischen Patentanumeidung einreichen. 

Aufgrund der aufschiebenden Wirkung der voriiegenden 
Beschwerde auf die Wirkung der Entscheidung der Prüfungs-
abteilung (Art. 106 (1), ietzter Satz EPU) vertritt die. 
Kamnmer die Auffassung, daB diese neue Fassung der Regei 25 
(1) auch im vorliégenden Fall anzuwenden ist. 

In der nunmnehr geitenden Fassung der Regel 25 (1) EPU kann 
keine Berechtigung dafür gefunden werden, den Anmuelder zu 
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einer Beschränkung der Patentanmeldung auf eine einheit-
liche Erfindung aufzufordern. Auch aus den übrigen 
Bestimmungen des EPU ist nicht zu entnehmen, daB die 
Zurückweisung einer Patentanmeldung aufgrund von Art. 82 
EPU zu beschlieBen ist, wenn der Anmelder als Antwort auf 
eine Beanstandung im Hinb].ick auf die Einheitlichkeit der 
Erfindung zwar neue , nur auf eine einzige Erfindung oder 
Gruppe von Erfindungen im Sinne des Art. 82 EPU gerichtete 
Ansprüche eingereicht, jedoch auf die weiteren Erfindungen 
nicht ausdrücklich, etwa durch Streichung der entsprechen-
den Teile der Beschreibung und der Zeichnungen, verzichtet 
hat. 

Nach Auffassung der Kainmer ist die Einheitlichkeit einer 
Patentanmeldung nänilich lediglich aufgrund der gültigen 
AnsprUche zu bewerten, wie es auch der Wortlaut des 
Art. 84 und der Regel 30 EPU andeuten, die wie folgt 
lauten: 

"Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für 
den Schutz begehrt wird." (Art. 84 EPU, erster Satz), und 

"Art. 82 ist so auszulegen, daB in einer europäischen Pa-
tentanineldung insbesondere enthalten sein kännen: 
a) neben eineln unabhangigen Patentanspruch ..." 
(Regel 30 EPU). 

Daher 1st kiar, daB über die Einheitlichkeit einer Patent-
anineldung nur im Hinblick auf die gültigen PatentansprUche 
entschieden werden kann. 

In bezug auf die Beschreibung und die Zeichnungen kann 
dagegen die Prüfungsabteilung die Aninelderin dazu auf-
fordern, diese in Einklang mit den gUltigen Ansprüchen zu 
bringen (Regel 27 (1) d) EPTJ), und die Teile der Beschrei- 
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bung und der Zeichnungen, die sich nicht auf beanspruchte 

Erfindungen beziehen, aus den Patentunterlagen zu 

streichen (Regel 34 (1) C EPU). Dabei wird im Einzelfall 

zu prüfen sein, ob es zweckmäBig ist, soiche Anpassungen 

solange zurückzustellen, bis gewahrbare Ansprüche 

von iegen. 

6. 	Lu vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin neue Pa- 

tentansprüche eingereicht, deren Einheitlichkeit von der 

Prufungsabteilung nicht geprüft worden 1st (siehe Punkt 5, 

Seite 5 der angefochtenen Entscheidung). 

Die Kanuuer halt es deshalb für geboten, von der ihr durch 

Art. 111 EPU gegebenen Mäglichkeit Gebrauch zu machen und 

di-eAnge-l-egenhit-zur-we-iteren-Prüfung-an-d±ePrüfungs-

abteilung zurückzuverweisen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Grunden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Prufungsabteilung zur weiteren Prüf-

ung auf der Grundlage der am 21. Oktober 1988 eingereich-

ten Ansprüche 1 bis 8 zurückverwiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende 

F. Klein 	 K. Lederer 
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